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Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
LP 1861 PCT 



Internationales Aktenzeichen 
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WEITERES VORGEHEN 



siehe Mitteilung Qber die Ubersendung des internationaien 
voriaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 



Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
29/08/2000 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
30/08/1999 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C07C253/30 



Anmelder 

LONZA AG et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationaien voriaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V H Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII El Bestimmte Mangel der internationaien Anmeldung 

VIII S Bestimmte Bemerkungen zur internationaien Anmeldung 
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12/03/2001 



Datum der Fertigsteltung dieses Berichts 
24.09.2001 



Name und Postanschrift der mit der internationaien voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 
Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Breimaier, W 

Tel. Nr. +49 89 2399 8327 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08397 



Grundlage des Berichts 

Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden t gelten im Rahmen dieses Berichts als " u *P ra "9iich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, well sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 



1-5 



ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1-6 ursprungliche Fassung 



2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagerrfortgefallen: 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER prr/FPon/ORW 
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08c*9 / 



5. □ 



Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese ^us den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt «n der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erffinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



Ja: Anspruche 1 -6 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-6 

Ja: Anspruche 1-6 
Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Fetder l-VIII, Biatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08397 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen 
Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 



D1 : US-A 4 438 041 

D2 : WO 92/12962 (zitiert auf Seite 1 , Zeilen 25 bis 29 der Beschreibung) 

Die vorliegende Erfindung gemaB Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zur 
Herstellung von Cyanessigsaureestern der allgemeinen Formel (I), dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Alkoxypropionitril der allgemeinen Formel (II) in 
Gegenwart eines Katalysators auf Basis von Blei oder einem der 
Ubergangsmetalle zu (I) oxidiert wird. 

Neuheit 

Der Anmeldungsgegenstand gemaB den Ansprtichen 1 bis 6 ist neu (Art. 33(2) 
PCT). 

Im anmeldungsgemaBen Verfahren werden im Unterschied zu den Verfahren des 
zur Verfugung stehenden Standes derTechnik nicht Cyanacetaldehyd oder 
dessen Acetal (siehe z.B. D1 und D2) oxidiert, sondern Alkoxypropionitrile (II) als 
zu oxidierende Ausgangsverbindungen eingesetzt. 

Erfinderische Tatigkeit 

Der Anmeldungsgegenstand gemaB den Anspruchen 1 bis 6 scheint nicht 
erfinderisch zu sein (Art. 33(3) PCT). 

D1 beschreibt die direkte Oxidation von Cyanacetaldehydacetalen zu den 
entsprechenden Estern in Gegenwart von Hydroxylamin und einem Alkohol (siehe 
das ganze Dokument). 

Die im Lichte des nachstliegenden Standes derTechnik D1 und D2 zu losende 
Aufgabe wird in der Bereitstellung elhes'alternativen Verfahrens zur direkten 
Herstellung von Cyanessigsaureestern gesehen. 

Dies wird gemaB Anspruch 1 durch die Oxidation von Alkoxypropionitrilen der 
allgemeinen Formel (II) gelost. Beispielhaft wird dies lediglich an zwei Beispielen 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08397 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



demonstriert, namlich die Oxidation von Methoxy- und Ethoxypropionitril in 
Gegenwart von Co(ll)acetat, wohingegen gemaB dem beanspruchten Verfahren 
Cyanessigsaureester der allgemeinen Formel (I) zuganglich sein sollen. Die so 
beanspruchte Breite wird jedoch von den derzeit vorliegenden Beispielen in nicht 
reprasentativer Weise als gestutzt angesehen. So ist es zweifelhaft, ob alle 
"gegebenenfalls substituierten" Reste fur die Definition R in (I) gema3 dem 
beanspruchten Verfahren erhaltlich sind. Die gleichen Zweifel werden hinsichtlich 
R = Aryl-C^-alkylgruppe angezeigt. Beispielhaft wird ferner lediglich Co(ll)-acetat 
eingesetzt, beansprucht sind dagegen Blei und die Ubergangsmetalle als 
Katalysator. 

Das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit in der beanspruchten Breite kann mangels 
weiterer Beispiele und/oder iiberzeugender Argumente nicht anerkannt werden. 



Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT wird in der 
Beschreibung weder der in D1 offenbarte einschlagige Stand der Technik noch 
dieses Dokument angegeben. 

Das Dokument D2 ist falsch zitiert (siehe Seite 1 , Zeile 25). 
In Anspruch 2, Zeile 2 ist "eingesetzt" zu schreiben. 
Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Im Anspruch 1 fuhrt der Ausdruck "zum gewunschten Produkt" zu Unklarheiten, 
die beispielsweise durch Ersetzen des obigen Ausdrucks durch den Ausdruck 
"direkt zu (I)" behoben waren. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 



VERTRAG UBER^E INTERNATIONALE ZUS/JfclENARBEIT AUF DEM 
^GEBIET DES PATE NT WES ENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
LP 1861 PCT 



Internationales Aktenzelchen 
PCT/EPOO/08397 



WEITERES VORGEHEN 



slehe Mitteilung uberdie Obersendung des intemationalen 
vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/I PEA/41 6) 



Internationales Anme\6eda\um(Tag/Monat/Jahr) 
29/08/2000 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
30/08/1999 



Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C07C253/30 



Anmelder 

LONZA AG et al. 



Dieser Internationale vorlaufige PrQfungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem lieaen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
ISSS^ wurden und diesem Bericht zugrunde liegen und/oder Blatter 

ShoYde < Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsnchthn.en zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I H Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tmigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V H Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit der e ^e^ und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung d.eser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII E Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

VIII E Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



12/03/2001 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



24.09.2001 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

— Europaisches Patentamt 

D-80298 MOnchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: 449 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Breimaier, W 

Tel. Nr. +49 89 2399 8327 




Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08397 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprung/ich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-5 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-6 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formbiatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08397 



5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-6 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -6 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internatlonalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

VIIL Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 2) (Juli 1998) 




' INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08397 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

D1 : US-A4 438 041 

D2 : WO 92/12962 (zitiert auf Seite 1, Zeilen 25 bis 29 der Beschreibung) 

Die vorliegende Erfindung gemaB Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zur 
Herstellung von Cyanessigsaureestern der allgemeinen Formel (I), dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Alkoxypropionitril der allgemeinen Formel (II) in 
Gegenwart eines Katalysators auf Basis von Blei oder einem der 
Ubergangsmetalle zu (I) oxidiert wird. 

Neuheit 

Der Anmeldungsgegenstand gemaB den Anspruchen 1 bis 6 ist neu (Art. 33(2) 
PCT). 

Im anmeldungsgemaBen Verfahren werden im Unterschied zu den Verfahren des 
zur Verfugung stehenden Standes der Technik nicht Cyanacetaldehyd oder 
dessen Acetal (siehe z.B. D1 und D2) oxidiert, sondern Alkoxypropionitrile (II) als 
zu oxidierende Ausgangsverbindungen eingesetzt. 

Erfinderische Tatigkeit 

Der Anmeldungsgegenstand gemaB den Anspruchen 1 bis 6 scheint nicht 
erfinderisch zu sein (Art. 33(3) PCT). 

D1 beschreibt die direkte Oxidation von Cyanacetaldehydacetalen zu den 
entsprechenden Estern in Gegenwart von Hydroxylamin und einem Alkohol (siehe 
das ganze Dokument). 

Die im Lichte des nachstliegenden Standes der Technik D1 und D2 zu losende 
Aufgabe wird in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur direkten 
Herstellung von Cyanessigsaureestern gesehen. 

Dies wird gemaB Anspruch 1 durch die Oxidation von Alkoxypropionitrilen der 
allgemeinen Formel (II) gelost. Beispielhaft wird dies lediglich an zwei Beispielen 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 




" INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08397 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

demonstriert, namlich die Oxidation von Methoxy- und Ethoxypropionitril in 
Gegenwart von Co(ll)acetat, wohingegen gemaB dem beanspruchten Verfahren 
Cyanessigsaureester der allgemeinen Formel (I) zuganglich sein sollen. Die so 
beanspruchte Breite wird jedoch von den derzeit vorliegenden Beispielen in nicht 
reprasentativer Weise als gestiitzt angesehen. So ist es zweifelhaft, ob alle 
"gegebenenfalls substituierten" Reste fur die Definition R in (I) gemaB dem 
beanspruchten Verfahren erhaltlich sind. Die gleichen Zweifel werden hinsichtlich 
R = Aryl-C^-alkylgruppe angezeigt. Beispielhaft wird ferner lediglich Co(ll)-acetat 
eingesetzt, beansprucht sind dagegen Blei und die Ubergangsmetalle als 
Katalysator. 

Das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit in der beanspruchten Breite kann mangels 
weiterer Beispiele und/oder uberzeugender Argumente nicht anerkannt werden. 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT wird in der 
Beschreibung weder der in D1 offenbarte einschlagige Stand der Technik noch 
dieses Dokument angegeben. 

Das Dokument D2 ist falsch zitiert (siehe Seite 1 , Zeile 25). 
In Anspruch 2, Zeile 2 ist "eingesetzt" zu schreiben. 
Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Im Anspruch 1 fuhrt der Ausdruck "zum gewunschten Produkt" zu Unklarheiten, 
die beispielsweise durch Ersetzen des obigen Ausdrucks durch den Ausdruck 
"direkt zu (I)" behoben waren. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997) 



<V 4) PATENT COOPERATION TF^TY 



PCT 



>> INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



(PCT Article 36 and Rule 70) 



7 



Applicant's or agent's file reference 
LP 1861 PCT 


See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 

PCT/EP00/08397 
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1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
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□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
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(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 
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Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



hternational application No. 

PCT/EP00/08397 



I. Basis of the report 



1 This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as ' originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments ). 

the international application as originally filed. 
^ the description, pages 1^ , as originally filed, 



the claims, 



pages . 

pages 

pages 

Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



filed with the demand, 
_, filed with the letter of 
filed with the letter of 



1-6 



, as originally filed. 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



j ] the drawings, sheets/fig , 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I | the claims, Nos. 



I | the drawings, sheets/fig 



I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
1 — 1 to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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INTERNATIONAL P 
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jtemational application No. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-6 



1-6 



1-6 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 

Dl: US-A-4 438 041 

D2 : WO-A-92/12962 (cited on page 1, lines 25 to 29 of 
the description) . 



According to Claim 1, the present invention pertains to a 
process for preparing esters of cyanoacetic acid of the 
general formula (1) characterized in that an 
alkoxypropionitrile of the general formula (II) is 
oxidized to (I) in the presence of a catalyst based on 
lead or one of the transition metals. 



Novelty 



The subject matter according to Claims 1 to 6 of the 
application is novel (PCT Article 33(2)). 

In contrast to the process of the available prior art, in 
the process according to the application, it is not 
cyanoacetaldehyde or its acetal (see Dl and D2 , for 
example) that are oxidized but rather alkoxypropionitrile 
(II) is used as the starting material to be oxidized. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PI 




INARY EXAMINATION REPORT 




Inventive step 

The subject matter according to Claims 1 to 6 of the 
application does not appear to be inventive (PCT Article 



Document Dl describes the direct oxidation of 
cyanoacetalaldehyde acetal into the corresponding esters in 
the presence of hydroxylamine and an alcohol (see the entire 
document ) . 

In the light of closest prior art documents Dl and D2, the 
problem to be solved can be regarded as the provision of an 
alternative process for directly preparing esters of 
cyanoacetic acid. 

According to Claim 1, this problem is solved by oxidizing 
alkoxypropionitrile of the general formula (II) . For 
example, this is demonstrated only in two examples, that is 
to say the oxidation of methoxypropioni tr ile and 
ethoxypropionitrile in the presence of Co (II) acetate, 
whereas esters of cyanoacetic acid of the general formula 
(I) should be accessible according to the claimed process. 
However, the scope claimed in such a manner is not regarded 
as being supported in a representative manner by the 
currently available examples. Thus, doubts are raised 
whether all "substituted if necessary" radicals for the 
definition R in (I) according to the claimed process can be 
obtained. The same doubts also exist pertaining to R=Aryl-Ci- 
4 -alkyl groups. Furthermore, for example, only Co (II) acetate 
is used although, on the contrary, lead and the transition 
metals are claimed as a catalyst. 

At inventive step cannot be recognized in the claimed scope 
due to insufficient examples and/or convincing arguments. 



33(3) ) . 
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INTERNATIONAL PR 



INARY EXAMINATION REPORT 




lational application No. 
7EP 00/08397 



VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) , the description does not 
cite Dl or indicate the relevant prior art disclosed 
therein . 

Document D2 is incorrectly cited (see page 1, lines 25) . 

In Claim 2, line 2, (German text) "eingesezt " is 
misspelled . 



Form PCT/1PEA/409 (Box VII) (January 1994) 



INTERNATIONAL PR 



ft. 



INARY EXAMINATION REPORT 



ational application No. 
/EP 00/08397 



VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

In Claim 1, the phrase "to the desired product" leads to a 
lack of clarity that could be redressed by replacing the 
above phrase with "directly to (I)", for example. 



Form PCT/IPEA/409 (Box VIII) (January 1994) 
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VERTRAGMBER DIE I NTERN AT ALJiZUSJM M EN AR BEIT 
^P= DEM GEBIET DES PATENT\A^:r 



INS 



PCT 

INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

LP 1861 PCT 


m/citcpcc siehe Mitteilung uber d 
WEll bKt& Recherchenberichts (F 
VORGEHEN zutreffend, nachstehen 


ie Ubermittlung des internationalen 
ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
der Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 00/08397 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

29/08/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

30/08/1999 


Anmelder 

LONZA AG et al . 





Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen , RecherchenbehOrde erste.lt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 Gbermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermitteit. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 Blatter. _ . . . 

Of] DarGber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Untertagen zum Stand der Technic be,. 



1 . Grundlage des Berichts 

a 



Hinsichtlich der SDrache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
JSSffirtllJ^KiSr sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ,st. 

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behfirde eingereichten Obersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 
Hinsichtlich der in der international Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
p~| m der internationalen Anmeldung in Schrlflicher Form enthalten ist 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computertesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schrifUicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Beh6rde nachtraglich in computertesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftJiche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung. daR die in computertesbarer Form erfaBten InformaBonen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen. 
wurde vorgelegt. 



□ 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



2. □ Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfmdung (siehe Fetd II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfmdung 

[X~l wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | W urde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

mwird der vom Anmelder eingereichte Worttaut genehmigt. teetnacat7t ^ 

wurde der Wortlaut nach Reqel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der BehbRte teslgesetrt. Der 
n ^KneThalb eines Monats nach dem Datum der Absendung d,eses international 

1 — Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6 Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. _^ 

, — , L1 I I keinederAbb. 

rj wie vom Anmelder vorgeschlagen l — i 

|~| weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
[ | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

m 



A. KLASS1FIZIERUNG DES ^NMELDUNGSGEGENSTANDES 

PK 7 C07C253/30 C07C255/19 



Nach der Internationalen Pate ntkiassifikat ion (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



Internal 



Internationales Aktenzelchen 

F/EP 00/08397 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

PK 7 C07C 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wa hrend der internationalen Recherche ko nsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

CHEM ABS Data, EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



WERMECKES, B. ET AL: "Anodic oxidation 
of .beta.-cyanoethyl ethers" 
ELECTROCHIM. ACTA, 

Bd. 30, Nr. 11, 1985, Seiten 1491-1500, 
XP000978657 

in der Anmeldung erwahnt 
Seite 3774 

Seite 3778; Abbi "Idung 1 

WERMECKES, BERND ET AL: "Anodic oxidation 
of 2-cyanoethanol to cyanoacetic acid" 
CHEM. BER. (1985), 118(9), 3771-80 , 

1985, XP000979123 
Seite 1492 
Seite 1494 

-/-- 



LH 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

■A' Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand derTechnikdefiniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

•E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmektedatum veroffentlicht worden ist 

■L* Veroffentlichung, diegeeignet ist, einen Priorttatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
l^deren im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben tst (wie 
ausgefuhrt) 

■O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere MaRnahmen bezteht 
•P- veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmektedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



'V Spatere Veroffentlichung. die nach dem internationalen Anmektedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mrt der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeiiegenden 
Theorie angegeben ist 

•X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

■&• Verdffentlichung, die Mitglted derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

29. Januar 2001 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



13/02/2001 



Name und Postanschrifl der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Bader, K 



Foimblatt PCT/1SA^10 (Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

IANGESE 



C.(Fortsettung) ALS WESENTLICH ANTrESEHENE UNTERLAGEN 



I Intert 



Internationales Aktenzelchen 

IT/EP 00/08397 



Kategorie' 



Bezeichnung der 



Verfinentlichung, soweil ertorderiich un ter Angabe der in Betracht Kommenden Telle Betr. Anspruch Nr. 



WO 92 12962 A (CATALYTCCA INC) 
6. August 1992 (1992-08-06) 
Seite 1 -Seite 7 

US 4 438 041 A (MATSUI KANENOBU ET AL) 
20. Marz 1984 (1984-03-20) 
Spalte 4; Anspruch 1 



Foimblatt PCT/1S/V210 (Fortsettung von Blatt 2) (Juli 1992) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu VeroffentlichungeM^zur selben Patentfamilie gehoren 



Internationales Aktenzeichen 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



ft 



I Interr 

m 



U/EP 00/08397 



Datum der 
Veroffentlichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
VerSffentlichung 



WO 9212962 



06-08-1992 



AU 
EP 
JP 



1255492 A 
0568621 A 
6507154 T 



US 4438041 



20-03-1984 



OP 57203053 A 
DE 3221003 A 
GB 2099822 A,B 



27-08-1992 

10- 11-1993 

11- 08-1994 

13-12-1982 
23-12-1982 
15-12-1982 



Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilio)(Juli 1992) 



INTERNATION 



alJ^reche 



RCHENBERICHT 



jnales Aktenzeicherr — 

PCT/EP 00/08397 



CtFortsettung) ALS WESENTUCH A NGESEHSNE UNTERLAGEN ^ 

Kategorie- I Beze.c*nung der VercKenfchu ng. sowei, erfotderiich un.er Angabe der in Be.racm Konunenuen Teite 



WO 92 12962 A (CATALYTCCA INC) 
6. August 1992 (1992-08-06) 
Seite 1 -Seite 7 

US 4 438 041 A (MATSUI KANENOBU 
20. Marz 1984 (1984-03-20) 
Spalte 4; Anspruch 1 



ET AL) 



Fo»mWatt PCTrtSA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) {Juti 1992) 
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VERTRAGiUBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMI 
*HlF DEM GEBIET DES PATENTV^^ 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



IMENARBEIT 
NS 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
LP 1861 PCT 


,.. CITCDCC siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 
WEITfcHfc^ Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 00/08397 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

29/08/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum ( rag/Monauuanr/ 

30/08/1999 


Anmelder 

LONZA AG et al . 





Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 iibermittelt Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 _ Blatter. 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik be.. 



1 . Grundlage des Benefits 

a Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchg^ in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 
Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
P~| in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

2 || Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
3. I | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



□ 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

|X| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

mwird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von ^ r ^^/W^ n Der 
PI Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
— Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. _ 

□ wie vom Anmelder vorgeschlagen □ keinederAbb. 

| [ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
[ [ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/iSA/210 (Blatt 1 ) (Juli 1998) 



INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 



# 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUl^GEGENSTANDES 

IPK 7 C07C253/30 C07C255/19 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) odernach der nationalen Klassifikation und der IPK 



tatlonales Aktenzelchen 
/EP 00/08397 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 C07C 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen. sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendele Suchbegriffe) 

CHEM ABS Data, EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspmch Nr. 



WERMECKES, B. ET AL: "Anodic oxidation 
of .beta.-cyanoethyl ethers" 
ELECTROCHIM. ACTA, 

Bd. 30, Nr. 11, 1985, Seiten 1491-1500, 
XP000978657 

in der Anmeldung erwahnt 
Seite 3774 

Seite 3778; Abbildung 1 

WERMECKES, BERND ET AL: "Anodic oxidation 
of 2-cyanoethanol to cyanoacetic acid" 
CHEM. BER. (1985), 118(9), 3771-80 , 

1985, XP000979123 
Seite 1492 
Seite 1494 

-/~ 



Wettere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



0 



Siehe Anhang Patentfamilie 



1 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

'A' Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

■E' alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

■L' Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 

'P' Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



•T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

■Y* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



29. Januar 2001 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



13/02/2001 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Bader, K 
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INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

atcSese 
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1. Statement 

Novelty (N) Claims 1-6 YES 

Claims NO 
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Inventive step (IS) Claims 



Claims 1-6 NO 
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Industrial applicability (IA) Claims YES 

Claims NO 



Citations and explanations 

Dl: US-A-4 438 041 

D2: WO-A-92/12962 (cited on page 1, lines 25 to 29 of 
the description) . 

According to Claim 1, the present invention pertains to a 
process for preparing esters of cyanoacetic acid of the 
general formula (I) characterized in that an 
alkoxypropionitrile of the general formula (II) is 
oxidized to (I) in the presence of a catalyst based on 
lead or one of the transition metals. . . 

Novelty 

The subject matter according to Claims 1 to 6 of the 
application is novel (PCT Article 33(2)). 

In contrast to the process of the available prior art, in 
the process according to the application, it is not 
cyanoacetaldehyde or its acetal (see Dl and D2, for 
example) that are oxidized but rather alkoxypropionitrile u 
(II) is used as the starting material to be oxidized. .^S*V 
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Inventive step 

The subject matter according to Claims 1 to 6 of the 
application does not appear to be inventive (PCT Article 
33(3)). 

Document Dl describes the direct oxidation of 
cyanoacetalaldehyde acetal into the corresponding esters in 
the presence of hydroxylamine and an alcohol (see the entire 
document) . 

In the light of closest prior art documents Dl and D2, the 
problem to be solved can be regarded as the provision of an 
alternative process for directly preparing esters of 
cyanoacetic acid. 

According to Claim 1, this problem is solved by oxidizing 
alkoxypropionitrile of the general formula (II) . For 
example, this is demonstrated only in two examples, that is 
to say the oxidation of methoxypropionitrile and 
ethoxypropionitrile in the presence of Co (II) acetate, 
whereas esters of cyanoacetic acid of the general formula 
(I) should be accessible according to the claimed process. 
However, the scope claimed in such a manner is not regarded 
as being supported in a representative manner by the 
currently available examples. Thus, doubts are raised 
whether all "substituted if necessary" radicals for the 
definition R in (I) according to the claimed process can be 
obtained. The same doubts also exist pertaining to R=Aryl-Cx- 
4-alkyl groups. Furthermore, for example, only Co (II) acetate 
is used although, on the contrary, J-ead_ and the transition 
metals are claimed as a catalyst. 

At inventive step cannot be recognized in the claimed scope 
due to insufficient examples and/or convincing arguments. 
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/III. Certain observations on the international application 



rhe following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

In Claim 1, the phrase "to the desired product" leads to a 
lack of clarity that could be redressed by replacing the 
above phrase with "directly to (I)", for example. 
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VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) , the description does not 
cite Dl or indicate the relevant prior art disclosed 
therein. 

Document D2 is incorrectly cited (see page 1, lines 25) . 

in Claim 2, line 2, (German text) "eingesezt" is 
misspelled. 



